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PCT/E POO/08807 


ENT COOPERATION TREAT 

From the INTERNATIONAL BUREAU 


PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61 .2) 

To: 

Commissioner 

US Department of Commerce 
United States Patent and Trademark 
Office, PCT 

201 1 South Clark Place Room 
CP2/5C24 

Arlington, VA 22202 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 

Date of mailing (day/month/year) 
12 June 2001 (12.06.01) 

International application No. 
PCT/EP00/08807 

Applicant's or agent's file reference 
20389P WO 

International filing date (day/month/year) 

08 September 2000 (08.09.00) 

Priority date (day/month/year) 

10 September 1999 (10.09.99) 

Applicant 

RAUTH, Holger et al 


1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

| X| in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

12 March 2001 (12.03.01) 


| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 


2. The election | X | was 

was not 


□ 


made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 


The International Bureau of WIPO 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 


Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Authorized officer 

F. Baechler 

Telephone No.: (41-22) 338.83.38 


Form PCT/IB/331 (July 1992) 


EP0008807 


P/^.NT COOPERA.l IUIM I KfcA I 10/069974 


PCT 

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL 
OF COPIES OF TRANSLATION 
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY 
EXAMINATION REPORT 

(PCT Rule 72.2) 


Date of mailing (day/month/year) 
12 April 2002(12.04.02) 


Applicant's or agent* s file reference 
20389P WO 


International application No. 
PCT/EP00/08807 


From the INTERNATK^feBiitfffirm/pirkmann 


To: 


E 2 4. APR 2002 


Frist: 

Patentanw&lte 


WEICKMANN, H. 
Kopernikusstrasse 9 
81679 Miinchen 
ALLEMAGNE 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International filing date (day/month/year) 
-08 September 2000 (08.09.00) 


Applicant MAX .pLA NC K-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. et 
al 


1. Transmittal of the translation to the applicant. 

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation , made by the 
International Bureau of the international preliminary examination report established by the 
International Preliminary Examining Authority. 

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices. 

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been 
transmitted to the following elected Offices requiring such translation: 

CA,US 


The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal al .this time, 
will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request: 


EP 


3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s). 

The applicant is reminded that, where a translation of the international aPP'ication must be 
furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the 
international preliminary examination report. 

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly _to i each elect d 
Office concerned (Rule 74.1 ). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details. 



Authorized officer flp 

Thelrrt irrational Bureau of W1PO 

Odile ALIU Tj 

34, chemin des Colombettes 

121 1 Geneva 20, Switzerland 


Facsimile No. (41-22) 740.14.35 

Telephone No! (41 -22) 338.83.38 

1 ' ' " 47ftfi489 


Form PCT/IB/338 (July 1996) 


PATENT COOPERATION T 


INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 


Applicant's or agent's file reference 
20389P WO 

for vi rnTHTTP Amniv See Notiflcation of Transmittal of International 
AC 1 IUIN Preliminary Examination Report (Form PCT/1PEA/4 1 6) 

International application No. 

PCT/EP00/08807 

International filing date (day/month/year) 
08 September 2000 (08.09.00) 

Priority date (day/month/year) 

10 September 1999 (10.09.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
C12N 15/10, C12Q 1/68 


Applicant 

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. 

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 

2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet. 

□ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of sheets. 


3. This report contains indications relating to the following items: 

I 


Basis of the report 

II 

□ 

Priority 

III 

□ 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 

IV 


Lack of unity of invention 

V 


Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

VI 

□ 

Certain documents cited 

VII 

□ 

Certain defects in the international application 

VIII 

121 

Certain observations on the international application 


Date of submission of the demand 

12 March 2001 (12.03.01) 

Date of completion of this report 

22 January 2002 (22.01.2002) 

Name and mailing address of the IPEA/EP 

Facsimile No. i 

Authorized officer 
Telephone No. 


Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 


INARY EXAMINATION REPORT 


national application No. 

INTERNATIONAL PRECTEIINARY EXAMINATION REPORT ! PCT/EP00/08807 


IV. Lack of unity of invention 


1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has: 
I I restricted the claims. 
I I paid additional fees. 
I | paid additional fees under protest. 

neither restricted nor paid additional fees. 


□ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, 
not to invite the applicant to restrict or pay additional fees. 


3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is 
1 | complied with. 

I | not complied with for the following reasons: 


4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination 
in establishing this report: 

I I all parts. 

the parts relating to claims Nos. 1-26 


Form PCT/IPEA/409 (Box IV) (January 1994) 


_7 


^^Rnational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

PCT/EPOO/08807 

I. Basis of the report 

I . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)'. 

^ the international application as originally filed. 



jN/J the description, pages *~22 

, as originally filed, 


pages 

, filed with the demand, 


pases 

, filed with the letter of 


paees 

, filed with the letter of . 


|V| the claims. Nos. i" 44 

, as originally filed, 


Nos. 

, as amended under Article 1 9, 

Nos. 

, filed with the demand, 


Nos. 

, filed with the letter of . 


Nos. 

, filed with the letter of . 


f7| the drawings. sheets/fie 1/3-3/3 

, as originally filed, 


sheets/fig 

, filed with the demand, 


sheets/fig 

, filed with the letter of 


sheets/fig 

, filed with the letter of . 


2. The amendments have resulted in the cancellation of: 


r 

I | the description, pages 



[~H the claims. Nos. 



I | the drawings. sheets/fig 



1 1 This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
« — ' to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

4. Additional observations, if necessary: 




Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994) 


INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


I tional application No. 
PCT/EP 00/08807 


Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 

Continuation of: Box IV 

the general inventive concept upon which the present application is 
based can be seen as relating to the provision of methods for 
isolating nucleic acids from solutions in such a way that the 
nucleic acids are reversibly and non-sequence-specif ically bound to 
a surface. In view of the large number of methods of this type 
already described in the prior art (see, for example, page 4 of the 
present application), this general concept loses its validity. The 
application therefore relates to two inventions which are not linked 
by a general inventive concept within the meaning of PCT Rule 13.1 
and 13.3. These two inventions are as follows: 

Invention 1: a method according to Claims 1-26, characterised 
in that the solid phase contains hydrophobic and hydrophilic 
groups at the surface, and in that the nucleic-acid-containing 
solution and the solid phase are brought into contact in the 
presence of a salt and polyethylene glycol . 
(Claims 1-26 in full) 

Invention 2: a method according to Claim 27, characterised in 
that the solid phase contains only hydrophilic groups , and in 
that the nucleic-acid-containing solution and the solid phase 
are brought into contact in the presence of a dehydrating 
reagent which may be only salt or only polyethylene glycol 
(see Claim 33) . 
(Claims 27-44 in full) 

The applicant is reminded that no new claims were submitted and that 
the international preliminary examining authority is not authorised 
to make amendments . 


Form PCT/IPEA/409 (Supplemental Box) (January 1994) 


INTERNATIONAL PRE 


NARY EXAMINATION REPORT 


PCT/EP 00/08807 


V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 


Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 


3, 23, 24 


1, 2, 4-22, 25, 26 


1-26 


1-26 


YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 


Citations and explanations 

Note: Careful consideration was given to the arguments put forward by 
the applicant. However, in the opinion of the international 
preliminary examining authority these arguments do not establish 
novelty or inventiveness. The following objections are therefore made: 


Because of the broad wording of the claims (which merely require, for 
example, that the solid phase contain hydrophobic and hydrophilic 
groups), the subject matter of Claims 1, 2, 4-22, 25 and 26 is not 
delimited against the teaching of the prior art citation 
US-A-5 705 628 (document Dl) (see, for example, column 2, lines 16-17 
and 40-43; also column 3, lines 15 and 35-55 in Dl) . For example, the 
amino silanes referred to by way of example in Dl also have a 
hydrophobic group and a hydrophilic group. The said claims thus lack 
novelty and hence fail to meet the requirements of PCT Article 33(2) 
and (3) . For the sake of completeness, it is noted that the prior art 
citation U3-A-4 579 651 (document D2) is also prejudicial to novelty, 
at least in respect of Claims 1,2, 4, 5, 7-15, 17 and 19 (see, for 
instance, Example 3(f)). In the light of a combination of Dl and 
EP-A-0 389 063 (document D3) (see, for example, page 5, lines 20-37), 
the remaining claims (Claims 3, 23 and 24) can only be regarded as 
relating to obvious embodiments with no inventive step (PCT Article 
33(3)). It is further noted that the addition of a chaotropic salt is 
not excluded either by Dl or by the claims in the present 
application. On the contrary, both Dl and Claim 1 require the 
presence of a salt. 


Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 


INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


Int onal application No. 
PCT/EP 00/08807 


VIII. Certain observations on the international application 


The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

Given that the examples presented do not specify the chemical 
compositions of the particles in more detail, it is questionable 
whether the application discloses the claimed method in a 
sufficient manner, particularly in respect of the claimed higher 
yield by comparison with isolation methods using COOH-coated 
particles (see page 21) . 


Form PCT/IPEA/409 (Box VIII) (January 1994) 


VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

!)f^^BPN VUI1LHUI IVJL.I1 l \Af 


Absender: MIT DER INTERNATIOf^FN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 


An: 

WEICKMANN & WEICKMANN \A a t ) 
Postfach 860 820 Vj vjy 
81635 Munchen V — 
ALLEMAGNE 

. PCp 2 3 - MN. 2002 

MITTEILUNG UBER DIE UBERSET™N€r--______J 

nco IMTCDMATinMAI CM wnfil Al IPIf^PM 

PRUFUNGSBERICHTS 
(Regel 71.1 PCT) 

Absendedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 22.01.2002 

Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
20389P WO 

W1CHTTGE MITTBLUNG 

Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP00/08807 

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
08/09/2000 

Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
10/09/1999 

Anmelder 

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ...et al 


Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 

Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Obersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muG diese 
Obersetzung auch Obersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 


Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 


Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 
Hingel, W 

Tel. +49 89 2399-8717 


JJ 


Formblatt PCT/IPEA/416 (Juli 1992) 


INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 


Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/08807 


I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 1 7)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-22 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-44 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 


2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 


Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 


VERTRAG UBER 


^INTERNATIONALE ZUSA 


IEBIET DES PATENTWES 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRU 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 


10/069974 

f^^EN ARBEIT AUF DEM 

EraS 


ssc'D 2 5 JAN 2002 


'^ O PCT 

SBERTCHT 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
20389P WO 

w/citcdco wnorrucM siehe Mittej,un 9 uberdie Ubersendung des internationalen 
WEITfcRtS VORGEHEN voriaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 

Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP00/08807 

Internationales Anmeldedatum frag/Monat/Ja/^; 
08/09/2000 

Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
10/09/1999 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
C12N15/10 


Anmelder 

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ...et a! 


1. Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen voriaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 


2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 


□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 


3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I B Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV IS Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V E3 Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII S Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 


Datum der Einreichung des Antrags 
12/03/2001 

Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
22.01.2002 

Name und Postanschrift der mit der internationalen voriaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 
{WJ D-80298 Munchen 

ZZr* Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 

Bevollmachtigter Bediensteter ^<25S^\ 

SCHEFFZYK, I f M }) 

^ — J/ 

Tel. Nr. +49 89 2399 8602 ^l***^?/ 


Formblatt PCT/I PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 


INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 


Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/08807 


I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmelduhg (Ersatzblatter, die dem Anmefdeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rah men dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaiten (Regeln 70. 16 and 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-22 ursprungliche Fassung 


Patentanspruche, Nr.: 

1-44 ursprungliche Fassung 


Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 


2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daG die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 


Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 


INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 


Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/08807 


□ Beschreibung, 

□ Anspruche, 

□ Zeichnungen, 


Blatt: 


Seiten: 


Nr.: 


5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 


6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 


IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

1 . Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche Oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

□ die Anspruche eingeschrankt. 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

H weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche Oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 
und 13.3 

□ erfullt ist 

□ aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 


4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorlaufige Prufung fur folgende Teile der 
internationalen Anmeldung durchgefuhrt: 

□ alle Teile. 

H die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. 1-26 beziehen. 


V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlag n und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 


Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/08807 


1. Feststellung 


Neuheit (N) 


Ja: 
Nein: 


Anspruche 
Anspruche 


3,23,24 
1,2,4-22,25,26 


Erfinderische Tatigkeit (ET) 


Ja: 
Nein: 


Anspruche 
Anspruche 


1-26 


Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -26 

Nein: Anspruche 


2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 


VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestiitzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 
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SEKTION IV 

Das gemeinsame erfinderische Konzept, welches vorliegender Anmeldung 
zugrundeliegt kann in der Bereitstellung von Verfahren zur Isolierung von 
Nukleinsauren aus Losungen gesehen werden, in denen die Nukleinsauren 
reversibel und sequenzunspezifisch an eine Oberflache gebunden werden. Da 
jedoch eine Vielzahl solcher Verfahren bereits im Stand der Technik beschrieben 
sind (siehe z.B. Seite 4 vorliegender Anmeldung) verliert dieses gemeinsame 
Konzept seine Gultigkeit. Demnach beinhaltet vorliegende Anmeldung zwei 
Erfindungen, welche nicht mehr durch ein gemeinsames erfinderisches Konzept 
im Sinne der Regel 13.1-13.3 PCT miteinander verkniipft sind, namlich: 

Erfindung 1: Verfahren gemaB Anspruchen 1-26, welches dadurch 
gekennzeichnet ist, dass die Festphase hydrophobe und hvdrophile Gruppen auf 
der Oberflache aufweist und die Nukleinsaure enthaltende Losung und die 
Festphase in Gegenwart eines Salzes und PEG in Kontakt gebracht werden 
(Anspruche 1-26 vollstandig) und 

Erfindung 2: Verfahren gemaB Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Festphase nur hydrophile Gruppen enthalt und die Nukleinsaure enthaltende 
Losung mit der Festphase in Gegenwart eines wasserentziehenden Reagenz, 
welches nur Salz oder nur PEG sein kann (siehe Anspruch 33) in Kontakt 
gebracht wird (Anspruche 27- 44 vollstandig). 

Die Anmelderin wird darauf hingewiesen, dass keine neuen Anspruche 
eingereicht wurden und die mit der vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde nicht 
dazu authorisiert ist Anderungen durchzufuhren. 

SEKTION V 

Bemerkung: Die von der Anmelderin vorgebrachten Argumente wurden 
aufmerksam berucksichtigt. Die mit der vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
ist jedoch der Auffassung, dass diese nicht geeignet sind, das Vorliegen von 
Neuheit/erfinderischer Tatigkeit zu begrunden. Daher werden folgende 
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Beanstandungen gemacht: 

Aufgrund der breiten Formulierung vorliegender Anspruche (es wird u.a. lediglich 
gefordert, dass eine Festphase hydrophobe und hydrophile Gruppen aufweist) ist 
der Gegenstand der Anspruche 1 , 2, 4-22, 25 und 26 gegeniiber der Lehre der 
Entgegenhaltung US-A-5 705 628 (1) nicht abgegrenzt (siehe z.B. (1), Spalte 2, 
Zeilen 16 und 17 und 40-43 und Spalte 3, Zeilen 15 und 35-55). Diesbezuglich 
wird festgestellt, dass z.B. bereits Aminosilane, welche in (1) als Beispiele 
genannt werden eine hydrophile und eine hydrophobe Gruppe aufweisen. 
Demnach sind diese Anspruche nicht neu und erfullen damit nicht die 
Erfordernisse der Art. 33(2)(3) PCT. Vollstandigkeitshalber wird ferner festgestellt, 
dass auch die Entgegenhaltung US- A-4 579 661 (2) zumindest fur Anspruche 1 , 
2, 4, 5, 7-15, 17 und 19 auch neuheitsschadlich ist (siehe z.B. Bsp. 3(f)). 
Der Gegenstand der restlichen Anspruche 3, 23 und 24 kann dariiberhinaus im 
Hinblick auf (1) in Kombination mit EP-A-0 389 063 (3) (siehe z.B. Seite 5, Zeilen 
20-37) lediglich als fur einen Fachmann naheliegende Ausfuhrungsform 
betrachtet werden, die nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (Art. 33(3) 
PCT). Diesbezuglich wird festgestellt, dass weder (1) noch die vorliegenden 
Anspruche die Zugabe eines chaotropen Salzes ausschliesst. Im Gegenteil: 
sowohl (1) als auch vorliegender Anspruch 1 fordern die Anwesenheit eines 
Salzes. 


SEKTION VIII 

Im Hinblick darauf, dass die vorliegenden Ausfuhrungsbeispiele die chemische 
Zusammensetzung der verwendeten Partikel nicht naher spezifiziert, ist es 
fraglich, ob die vorliegende Anmeldung das erfindungsgemaBe Verfahren 
ausreichend offenbart, insbesondere bezuglich der geltend gemachten erhohten 
Ausbeute im Vergleich zu Isolierungsverfahren mittels COOH-beschichteten 
Partikeln (siehe Seite 21). 
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VERTRAG 


jmER DIE INTERNATIONALE ZUS^MENARBEIT _ - _ , 
V DEM GEBIET DES PATENTWE^l| Q/Q699?4 

PCT 


INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 


Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
20389P WO 

WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

*" " Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 

Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 00/08807 

Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Mona t/Jahr) 

08/09/2000 

(FrQhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

10/09/1999 

Anmelder 

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER . . . 1 


Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchen behorde erstellt und wird dem Anmelder gem&B 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen BLiro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaGt insgesamt _2 Blatter. 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 


1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| [ in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 


2. 
3. 


□ 
□ 
□ 
□ 

□ 


□ 
□ 


Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Often barungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 


4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
[_ | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 


5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

J"y~| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
I ] Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 


|_J wie vom Anmelder vorgeschlagen [X| keine der Abb. 

LJ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
CZl wejl diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


Int^giatlonales Aktenzeichen 

|EP 00/08807 " 


A. KLA SSI F1ZIE RUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 C12N15/10 C12Q1/68 


Nach der Internal ionalen Palenlktassifikation (IPK) Oder nach der nalionalen Klassifikatlon und der IPK 


Int^jgatlc 

m. 


B. RECHERCHIERTE GEBIETE 


Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 C12N C12Q 


Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 


Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal 


C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 


Betr. Anspruch Nr. 


US 5 705 628 A (HAWKINS TREVOR) 

6. Januar 1998 (1998-01-06) 

Spalte 1, Zeile 55 - Zeile 63 

Spalte 2, Zeile 34 - Zeile 60 

Spalte 3, Zeile 7 -Spalte 4, Zeile 17; 

Anspruche 1-29; Bei spiel e 1-7 

EP 0 389 063 A (AKZ0 NV) 

26. September 1990 (1990-09-26) 


Seite 5, Zeile 20 - Zeile 37 
Anspriiche 1-15; Beispiele HI, II; Tabelle 
HI 


1-44 


1-5,7, 
15,17, 
18, 

20-34, 
37-44 


-/-- 


Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 


Siehe Anhang Patentfamilie 


° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 

'A* Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

'E' alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
An me Ide datum veroffentlicht worden ist 

Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaGnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 


"T Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum VerstSndnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

■Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 


Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 


30. Januar 2001 


Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 


05/02/2001 


Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Bevollmachtigter Bediensteter 


van Klompenburg, W 
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C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGEsEHENE UNTERLAGEN 


1m 


Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. 


US 4 579 661 A (HEDMAN PER 0 ET AL) 
1. April 1986 (1986-04-01) 


Spalte 8, Zeile 37 - Zeile 49; Anspriiche 
1-6 

EP 0 580 305 A (ADVANCED GENETIC TECH) 
26. Januar 1994 (1994-01-26) 
Anspriiche 2,7-11,17-23 


1,2,4,5, 
7-15,17, 
18, 

20-29, 
33,34, 
37-44 


1-44 
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